Nachschlagewerk: ja

BGHZ : _nein

Yellow Phone

UWG § 1

Die in "Yellow Phone" als Kennzeichen eines Unternehmens,
das Auskinfte lber Gewerbetreibende anbietet, dem Verkehr
erkennbare Bezugnahme auf die Branchen-Fernsprechblicher
"Gelbe Seiten" ist nicht als eine unlautere Ausbeutung eines
fremden guten Rufs zu beanstanden.

BGH, Urt. v. 5. Dezember 1996 - I ZR 157/94 - OLG Hamm
LG Bielefeld




BUNDESGERICHTSHOF
IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL

I ZR 157/94

Verkindet am:

5. Dezember 1996
walz
Justizamtsinspektor
als Urkundsbeamter
der Geschéftsstelle

in dem Rechtsstreit

Yellow Phone Branchenauskunfts—- und Serviceinformations-
Dienst GmbH, vertreten durch den Geschaftsfihrer Dipl.-

Ing. Thomas Herbert KR, WEINR-RGEENNB-strafe .
BN,

Beklagte und Revisionsklégerin,

- ProzePfbevollméchtigte: Rechtsanwélte Dr. (B und

gegen

Deutsche Postreklame GmbH jetzt: Deutsche Telekom Medien
GmbH, vertreten durch die Geschaftsfihrer Dr. Heinz DG,
Dipl.-Ing. Werner Bulllllll und Dipl.-Kfm. Wolfjurgen Wellll .
ViGNt rafe BB, PN

Klégerin und Revisionsbeklagte,

- Prozefbevollmachtigte: Rechtsanwalte Prof. Dr. U
und Dr. Dr. G -




Matthias Prinz
Rechtsanwalt

Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofes hat auf die
mindliche Verhandlung vom 5. Dezember 1996 durch den Vor-
sitzenden Richter Prof. Dr. Erdmann und die Richter
Prof. Dr. Mees, Dr. v. Ungern-Sternberg, Prof. Dr. Ullmann
und Starck

fir Recht erkannt:

Auf die Revision der Beklagten wird das Urteil
des 4. Zivilsenats des Oberlandesgerichts Hamm
vom 14. Juni 1994 aufgehoben.

Die Berufung der Klagerin gegen das Urteil der
VII. Kammer fir Handelssachen des Landgerichts
Bielefeld vom 15. September 1993 wird zuruckge-
wiesen.

Die Klagerin tr&gt die Kosten der Rechtsmittel-
verfahren.

Von Rechts wegen
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Tatbesgtand:

Die Kléagerin, eine hundertprozentige Tochtergesellschaft
der Deutschen Telekom, gibt unter der Bezeichnung "Gelbe
Seiten" die Branchentelefonblicher zu den amtlichen Telefon-
blichern der Deutschen Telekom heraus. Sie ist Inhaberin des
am 27. Mai 1982 als durchgesetztes Zeichen gemap § 4 Abs. 3
WZG eingetragenen Wort-/Bildzeichens Nr. 1 033 815, bei wel-
chem innerhalb eines Rechtecks Uber einem gezeichneten Tele-

fon das Wort "Gelbe" und unter dem Telefon das Wort "Seiten"
steht.

Das Zeichen ist eingetragen fir "Werbung in Branchen-
Fernsprechbichern; Verdffentlichung und Herausgabe von Bran-
chen-Fernsprechblchern”.

Die am 22. Dezember 1992 gegrindete Beklagte befaft sich
mit der Weitergabe von Branchenauskinften und Informationen
Uber das Leistungsangebot und die Produktpalette gewerbli-
cher Anbieter und industrieller Hersteller. Die Auskinfte
erteilt sie telefonisch auf Anfrage. Hinsichtlich ihrer mit




der Klage zundchst angegriffenen Unternehmensbezeichnung mit
dem Bestandteil "Das Gelbe Telefon"” hat sie gegeniuber der
Kl&gerin eine strafbewehrte Unterlassungsverpflichtungser-
kldrung abgegeben. Insoweit haben die Parteien den Rechts-
streit Ubereinstimmend fir erledigt erklart. Seit Mitte 1993
firmiert die Beklagte mit "Yellow Phone Branchenauskunfts-
und Serviceinformations-Dienst GmbH".

Die Klégerin hat auch die neue Unternehmensbezeichnung
als Verletzung ihres Kennzeichenrechts und als unlauteres
Wettbewerbsverhalten beanstandet.

Sie hat zuletzt beantragt,

der Beklagten zu verbieten, im geschaftlichen Ver-
kehr zum Zwecke des Wettbewerbs in ihrer Firma oder
beil der Werbung fir ihren Geschaftsbetrieb die Be-
zeichnung "Yellow Phone" 2u verwenden.

Das Landgericht hat die Klage abgewiesen. Das Berufungs-
gericht hat die Beklagte antragsgemdp verurteilt.

Die Beklagte begehrt mit ihrer Revision, das landge-
richtliche Urteil wiederherzustellen. Die Klagerin bean-
tragt, die Revision - mit einer hilfsweise auf die konkrete

Firmenbezeichnung bezogenen Klarstellung des Unterlassungs-
gebots - zurickzuweisen.




Entscheidungsgrunde:

I. Das Berufungsgericht hat ausgefihrt, der geltend ge-
machte Unterlassungsanspruch sei jedenfalls unter dem Ge-
sichtspunkt der sittenwidrigen Ausnutzung des Rufs einer
fremden Kennzeichnung durch den Gebrauch einer angenaherten
Bezeichnung gemdf § 1 UWG begrindet. Der Bezeichnung "Gelbe
Seiten" komme, ohne dap es hierzu einer Beweiserhebung be-
dirfe, ein sehr hoher Bekanntheitsgrad zu. Der Verkehr ver-—
binde mit dem Kennzeichen "Gelbe Seiten" fir die Dienstlei-
stung "Branchenauskunft" Gitevorstellungen, die den guten
Ruf begrindeten. Diese Gltevorstellungen ergaben sich u.a.
aus der jederzeitigen Erhdltlichkeit der "Gelben Seiten" auf
Abruf, der jahrlichen Aktualisierung ihres Inhalts, ihrem
hdhen Grad an Vollstandigkeit sowie ihrem "offiziellen" Cha-
rakter als gleichsam amtlichem Auskunftswerk. Die Beklagte
Ubertrage mit ihrer sehr weitgehenden Anlehnung an die Be-
zeichnung "Gelbe Seiten" durch die Verwendung des Begriffs
"Yellow Phone", welchen grope Teile der Bevdlkerung ohne
weiteres mehr oder weniger unbewupt als "Gelbes Telefon" zur
Kenntnis nahmen, die von der Klagerin Uber viele Jahre hin
aufgebaute Gltevorstellung auf ihr Produkt.

Die Geschéftsbereiche der Parteien lagen &auPerst nahe
beieinander. Die Beklagte biete per Telefon das an, was die
Klagerin in Buchform oder Uber BTX anbiete; das erscheine
wie eine Form von "Arbeitsteilung”.
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IT. Diese Beurteilung hdlt den Angriffen der Revision
nicht stand. Das Berufungsurteil kann auch nicht mit anderer
rechtlicher Begriindung aufrechterhalten werden. Der Klagerin
steht weder ein kennzeichenrechtlicher noch ein wettbewerbs-
rechtlicher Schutz gegen die Verwendung des Firmenbestand-
teils "Yellow Phone" durch die Beklagte zu.

1. Die Klage kénnte nach der durch Art. 1 des Marken-
rechtsreformgesetzes vom 25. Oktober 1994 (BGBl, I, 3082) ab
1, Januar 1995 geschaffenen Rechtslage, die das Berufungsge-
richt bei seiner Entscheidung vom 14. Juni 1994 noch nicht
berlicksichtigen konnte, nur Erfolg haben, wenn der Klagerin
Anspriche gemdap § 14 MarkenG zustehen (§ 152 MarkenG) und
wenn ihr auferdem wegen der angegriffenen Verletzungshand-
lung nach dem bis dahin geltenden Recht Anspriiche zugestan-
den haben (§ 153 Abs. 1 MarkenG). Nach § 153 Abs. 1 MarkenG
soll es grundsdtzlich ausgeschlossen sein, dap aufgrund des
Markengesetzes gegen Benutzungshandlungen vorgegangen wird,
die bis zu dessen Inkrafttreten aus Rechtsgrinden nicht 2zu
beanstanden waren (BGH, Urt. v. 11.5.1995 - I ZR 111/93,
GRUR 1995, 808, 809 - P3-plastoclin; Urt. v. 14.12.1995
- I ZR 210/93, GRUR 1996, 271, 274 - Gefarbte Jeans). Ein
nach dem Markengesetz begrindeter Verbotsanspruch zum Schutz
von "Altmarken" kommt demnach in der Regel nur in Betracht,
wenn die beanstandete kennzeichenmdfige Benutzung auch gegen
die vVorschriften des Warenzeichengesetzes (§§ 24, 25, 31
WZG) verstief. Aber auch soweit eine im Markengesetz enthal-
tene Vorschrift zum Schutz von Marken gegen eine unbefugte
Verwendung im Warenzeichengesetz keine Entsprechung findet,
kann aus Altmarken mit Erfolg nur vorgegangen werden, wenn

das beanstandete Verhalten aus sonstigen Grinden, insbeson-




dere wegen Verstofes gegen § 1 UWG. verboten viar. Da der Be-
klagten die Verwendung der Bezeichnurg "Yelloyw: Phone" in ih-
rer Firma nicht als ein unlauteres Wettbewerbsverhalten im
Sinne des § 1 UWG vorzuwerfen ist (nachfolgend 3 b), steht
auch nicht die Anwendung des § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG in
Rede. Es bedarf deshalk im Streitfall keinrer Entscheidung,
ob § 14 2bs. 2 Nr. 3 MarkenG entsprechend seinem Wortlaut
sich auf die unlautere Ausnutzung oder Beeintrdchtigung ei-
ner lediglich mangels Identit&t oder Ahnlichkeit der beiden
gegeniberstehenden Waren oder Dienstleistungen nicht ver-
wechslungsfdhigen Marke bezieht oder auch den Fall der Be-
eintrachtigung der Marke erfaPpt, bei welchem ungeachtet der
Identitat oder Ahnlichkeit der zugeordneien Waren oder
Dienstleistungen die Verwechslungsfdhigkeit mangels Ahnlich-
keit der Zeichen ausscheidet (vgl. dazu Piper, GRUR 1996,
429, 436 £.). Denn auch bei einer ausdehnenden Interpreta-
tion des wettbewerbsrechtlichen Schutzes der Marke in § 14
Abs. 2 Nr. 3 MarkenG ist fir dessen Zubilligung beli Marken,
die, wie das Klagezeichen, vor dem 1. Januar 1995 eingetra-
gen worden sind, erforderlich, dap bereits vor Inkrafttreten
des Markengesetzes ein gesetzlicher Schutz gegeben war.

2, Fir die revisionsrechtliche Beurteilung ist davon
auszugehen, dap der Begriff "Gelbe Seiten" Verkehrsgeltung
erlangt hat zur Kennzeichnung der von der Klégerin herausge-
gebenen Branchen-Fernsprechhliclier. dieraus ist rnicht nur zu
folgern, dap die Bezeichnung "Gelbe Seiten" den Gesamtein-
druck des Wort-/Bildzeichens Nr., 1 033 815 der Kl&gerin
pragt, sondern auch, dap selbstandiger kennzeichenrechtli-
cher Schutz dieser Bezeichnung kraft Benuizung gemap § 25
WZG begrindet war und gemdp § 4 Nr. 2 MairkenG fortbesteht.
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Zugleich ist die Bekanntheit der Bezeichnung "Gelbe Seiten"
geeignet,. den guten Ruf der Klagerin als Herausgeberin von
Branchen-Fernsprechblichern zu begrinden. Entgegen der Rlge
der Revision bedurfte es fir diese Beurteilung in Anbetracht
der auch von ihr nicht in Zweifel gezogenen Bekanntheit der
Bezeichnung "Gelbe Seiten" fir Branchen-Telefonbiucher als
eines Hinweises auf deren Herkunft keiner weiteren Begrin-
dung durch das Berufungsgericht. Der gute Ruf kommt der Kla-
gerin als Markeninhaberin und als Herausgeberin der so be-
zeichneten Telefonblcher zu.

3. Die Verwendung der Bezeichnung "Yellow Phone" als
Firmenbestandteil verletzt indessen weder die Kennzeichen-
rechte der Klégerin noch handelt die Beklagte unlauter im
Sinne des § 1 UWG.

a) Ein zeichenrechtlicher Verbotsanspruch ist mangels
Verwechslungsgefahr der beiden gegenuberstehenden Bezeich-
nungen "Gelbe Seiten"” und "Yellow Phone" zu verneinen (§ 31
WZG) ., Der Senat ist nicht daran gehindert, uUber den vom Be-
rufungsgericht offengelassenen zeichenrechtlichen Verbotsan-
spruch abschliefend zu entscheiden, da der hierfir mapgebli-
che Sachverhalt unstreitig ist und die Beurteilung der Ver-

wechslungsgefahr im Streitfall allein rechtlicher Erwagungen
bedarf.

Eine Verwechslungsgefahr scheidet sowohl unter dem Ge-
sichtspunkt der schriftbildlichen und klanglichen Verwechs-
lungsfahigkeit wie auch dem Sinn nach aus. Dabei kann unter-
stellt werden, dap der Bezeichnung "Gelbe Seiten" - abwei-
chend vom Regelsatz, wonach einem aus beschreibenden Angaben
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gebildeten Kennzeichen kraft Verkehrsgeltung lediglich nor-
male Kennzeichnungskraft zuzubilligen ist (vgl. BGHZ 113,
115, 118 - SL) - starker kennzeichenrechtlicher Schutz 2zu-
kommt. Die beiden Bezeichnungen weisen némlich in keinem
Wortbestandteil eine Ubereinstimmung auf. Die Uber die Sinn-
gleichheit der Begriffe "Gelb" und "Yellow" begrundete Ahn-
lichkeit der Bezeichnungen gibt dem Verkehr keine Veranlas-
sung, diese in ihrer Gesamtheit miteinander 2zu verwechseln.
Die Fremdsprachigkeit der Bezeichnung "Yellow Phone" be-
stimmt den Gesamteindruck der angegriffenen Bezeichnung und
14pt die Gefahr von Verwechslungen mit dem Zeichen "Gelbe
Seiten"” nicht aufkommen. Es liegt eher nahe, mit dem Landge-
richt anzunehmen, dap der Verkehr die englische Ubersetzung
des Begriffs "Gelbes Telefon" als eine gewollte Unterschei-
dung zu den "Gelben Seiten" versteht.

Anhaltspunkte fir eine Verwechslungsgefahr im weiteren
Sinne der Art, dap die beiden Geschéaftsbetriebe der Parteien
zwar als verschiedene auseinandergehalten werden, der Ver-
kehr aber aufgrund des angegriffenen Unternehmenskennzei-
chens zu der Vorstellung gelangt, zwischen beiden Unterneh-
men bestinden wirtschaftliche oder organisatorische Bezie-
hungen, welche das Berufungsgericht mit "Arbeitsteilung" an-
spricht, sind im Streitfall nicht gegeben. Eine solche Ver-
wechslungsgefahr im weiteren Sinne genigt regelmépig im Fir-
menrecht, im Zeichenrecht indessen nur, wenn sich die Marke
selbst zum Firmenschlagwort entwickelt hat (BGH, Urt. v.
14,1.1977 - I ZR 170/75, GRUR 1977, 491, 493 - ALLSTAR;

v. Gamm, Wettbewerbsrecht, 5. Aufl., Kap. 57 Rdn. 21). Die
Klédgerin hat zu einem Schutz der Bezeichnung "Gelbe Seiten"
als Unternehmenskennzeichen indessen nichts vorgetragen.
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b) Mit Erfolg wendet sich die Revision gegen die Beur-
teilung des Berufungsgerichts, die Beklagte beute in wettbe-
werbswidriger Weise durch die Verwendung des Firmenbestand-
teils "Yellow Phone" den fir die Klagerin durch die Bezeich-
nung "Gelbe Seiten" begrindeten guten Ruf aus.

Das Berufungsgericht ist zutreffend davon ausgegangen,
dap nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes eine
Verletzungshandlung im Sinne des § 1 UWG in Betracht kommen
kann, wenn der Wettbewerber den guten Ruf der Kennzeichnung
eines anderen entweder als Vorspann fir die eigene Werbung
ausnutzt oder durch die Mitverwertung bei der Kennzeichnung
seiner Ware oder Dienstleistung beeintréchtigt (vgl. BGHZ
86, 90, 95 -~ Rolls-Royce; BGHZ 93, 96, 99 - DIMPLE; BGHZ
113, 82, 85 - Salomon; vgl. auch BGHZ 113, 115, 131 - SL).
Das Berufungsgericht hat dabei nicht verkannt, dap die blop
nachahmende Verwendung einer bekannten fremden Kennzeichnung
als solche nicht ausreicht, um den Vorwurf wettbewerbswidri-
gen Verhaltens im Sinne des § 1 UWG zu begrinden. Es mup
vielmehr das Element der Unlauterkeit hinzutreten (vgl. in-
soweit jetzt auch § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG). Insoweit kommt
es darauf an, ob die Beklagte durch die Verwendung der Be-
zeichnung "Yellow Phone" als Firmenbestandteil die Unter-
scheidungskraft oder die Wertschatzung der Bezeichnung "Gel-
be Seiten", welche die Klégerin fir sich beansprucht, aus-
nutzt oder beeintrachtigt. Eine Beeintrdchtigung der durch
Verkehrsgeltung begrindeten Unterscheidungskraft der Be-
zeichnung "Gelbe Seiten" steht nicht in Rede. Die Klé&gerin
hat hierzu auch nichts vorgetragen. Die im Streitfall allein
in Betracht kommende Ausnutzung der Wertschatzung des Kenn-
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zelchens "Gelbe Seiten" hat das Berufungsgericht indessen

mit Erwdgungen begrindet, die der gebotenen Gesamtwirdigung
nicht gerecht werden.

Dabei kann mit dem Berufungsgericht davon ausgegangen
werden, dap nicht unbedeutende Teile des Verkehrs den Zei-
chenbestandteil "Yellow" als einen Hinweis auf die Branchen-
tele‘bnbﬁcher "Gelbe Seiten" verstehen und deshalb zu der
- zutreffenden - Vorstellung gelangen, es werde ihnen von
der Beklagten eine Dienstleistung angeboten, die im Zusam-
menhang mit den bekannten, von der Klagerin herausgegebenen
Branchentelefonverzeichnissen steht. Einem Gewerbetreibenden
ist es indessen aus Rechtsgrinden nicht verwehrt, darauf
hinzuweisen, Uber die in den allgemein zuganglichen Bran-
chen-Telefonblichern "Gelbe Seiten" erfapPten Unternehmen Aus-
kinfte zu erteilen, auch dann nicht, wenn dieser Hinweis in
einer kennzeichenrechtlich nicht 2zu beanstandenden Weise im
Handelsnamen des Unternehmens enthalten ist. Es widerspricht
nicht den Grundsatzen des freien Leistungswettbewerbs, wenn
ein Gewerbetreibender zum Aufbau der eigenen geschaftlichen
Tatigkeit sich an eine vorhandene unternehmerische Leistung
anlehnt. Tragt diese unternehmerische Leistung zum guten Ruf
eines Unternehmens bei, so liegt es in der Natur des freien
Wettbewerbs, daPp eine darauf bezugnehmende unternehmerische
Tatigkeit an diesem guten Ruf teilhat. Dies gilt ungeachtet
des hohen Bekanntheitsgrades des in Bezug genommenen Unter-
nehmens und der Branchenndhe des bezugnehmenden Unterneh-
mens. Auf die wirtschaftlichen Zusammenhdnge der verschiede-
nen Unternehmensbereiche darf im geschaftlichen Verkehr auch
mit geschéaftlichen Bezeichnungen hingewiesen werden, solange

1
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diese nicht ein prioritatsélteres Kennzeichenrecht verlet-
zen, insbesondere nicht die Gefahr von Verwechslungen her-—
vorrufen.

Mit der Verwendung der Bezeichnung "Yellow Phone" nimmt
die Beklagte zwar Bezug auf die von der Klagerin herausgege-
benen Telefonbicher und verdeutlicht damit dem Verkehr den
Gegenstand ihres Unternehmens; sie nutzt insoweit auch den
der Klagerin zukommenden guten Ruf zu eigenen geschaftlichen
Zwecken aus. Diese Feststellung tragt indessen nicht die Be-
urteilung, die Beklagte verhalte sich wettbewerbswidrig im
Sinne des § 1 UWG. Die Anlehnung an eine fremde Leistung,
auch wenn sie in der Schaffung eines guten Rufs besteht, ist
nicht ohne weiteres als wettbewerbswidrig zu beurteilen.
Vielmehr bedarf es jeweils besonderer Umsté&nde, die die Ver-
werflichkeit einer solchen Anlehnung im Sinne des § 1 UWG
begrinden kénnen (BGH, Urt. v. 19.10.1994 - I ZR 130/92,
GRUR 1995, 57, 59 - Markenverunglimpfung II m.w.N.). Die
Ausnutzung des guten Rufs als solche ist kein die Unlauter-
keit begrindender Umstand (vgl. Sambuc, Der UWG-Nachahmungs-
schutz, 1996, S. 136). Das zur Beurteilung als sittenwidrig
im Sinne des § 1 UWG zusdatzlich erforderliche Element der
Anstopigkeit, das zur objektiven Rufausbeutung hinzutreten
muf, kann regelmdpfig erst dann angenommen werden, wenn eine
Beziehung des eigenen Angebots zur gewerblichen Leistung ei-
nes anderen (nur) deshalb hergestellt wird, um von dem frem-
den Ruf zu profitieren (BGHZ 86, 90, 94 - Rolls-Royce; BGHZ
126, 208, 213 - MclLaren). So liegt der Fall hier aber nicht.
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III. Nach alledem ist auf die Revision das Berufungsur-

teil aufzuheben und das landgerichtliche Urteil wiederherzu-
stellen.

Die Kostenentscheidung folgt aus § 91 Abs. 1, § 97
Abs. 1 ZPO. Die vom Landgericht nach § 91 a ZPO zu Lasten
der Beklagten getroffene Kostenentscheidung bleibt unbe-
ruhrt.

Erdmann Mees v. Ungern—-Sternberg

Ullmann Starck
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